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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent DE 197 27 586

BPatG 154
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 14. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 197 27 586 wird widerrufen

Grinde

Gegen das am 24. Oktober 2002 erteilte Patent 197 27 586 mit der Bezeichnung
.Bremseinheit aus Bremsscheibe und Bremsbelag” ist mit Schriftsatz vom

23. Januar 2003, eingegangen am 24. Januar 2003, Einspruch erhoben worden.

Zur Sache hat am 14. Juni 2007 eine mundliche Verhandlung stattgefunden, an
deren Ende durch die Patentinhaberin ein neuer Hauptantrag vorgelegt wurde. Zu
dessen Behandlung beantragte die Einsprechende eine ausreichende Bearbei-
tungsfrist, so dass die Gewahrung einer Schriftsatzfrist gem. § 283 ZPO i. V. m.
8§ 99 Abs. 1 PatG fiur die Einsprechende und die Zustellung der Entscheidung an
Verkundungs Statt geboten war. Die Einsprechende nahm zum neuen Hauptan-
trag schriftlich Stellung am 29. Juni 2007, im Bundespatentgericht eingegangen
am 2. Juli 2007.



Die Einsprechende stuitzt sich in ihrer Begrindung nunmehr insbesondere auf die

Entgegenhaltungen

D6: Pfeiffer, H.,, Krenkel, W., Heidenreich, B., Schlenk, L.:
.Bremsscheiben aus keramischen Verbundwerkstoffen fur
Schienenfahrzeuge®, Veroffentlichung aus GDM Werkstoff-
woche "96 vom 28. bis 31. Mai 1996

und die

D9: Appel, A., Wanner, K., Kromp, K.: ,Einfluss von Kohlenstoff-
und Silizium-Infiltration auf die Eigenschaften von 2D-Car-
bon/Carbon-Laminaten” Veré6ffentlichung des nationalen
Symposiums SAMPE Deutschland e.V. am 16. Novem-
ber 1990 in Ludwigshafen.

Die Einsprechende tragt zunachst sinngemal vor, der geltende Patentanspruch 1
sei nicht ausfuhrbar. Aus dem Anspruchswortlaut gehe nicht eindeutig hervor,
welcher Koérper als C/C-Vorkorper, Kohlenstoff-Faserkorper bzw. Kohlefaserkorper
in welchem Stadium vorliege und mechanisch verdichtet werden solle. Dies gehe
auch nicht aus der zugehdrigen Beschreibung in der Patentschrift hervor.

Die Einsprechende fuhrt weiter aus, fir einen Fachmann sei ein ,Verfahren zur
Herstellung eines Bremsbelags® mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 vom
14. Juni 2007 in Kenntnis des Aufsatzes ,Bremsscheiben aus keramischen Ver-
bundwerkstoffen fur Schienenfahrzeuge® (D6) nahegelegt. Die im Anspruch ange-
gebenen Materialwerte seien im Wesentlichen aus der Veroffentlichung ,Einfluss
von Kohlenstoff- und Silizium-Infiltration auf die Eigenschaften von 2D-Car-
bon/Carbon-Laminaten“(D9) bekannt, kbnnten aber durch einen Fachmann auch

mit vertretbarem Aufwand in Versuchen ermittelt werden.



Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen,
sowie eine AuBerungsfrist zum neuen Hauptantrag der Patentin-

haberin zu gewahren.

Die Patentinhaberin beantragt,

das angegriffene Patent beschrankt mit den Patentansprichen 1
bis 6 (Hilfsantrag 3 vom 14. Juni 2007 bzw. Hauptantrag vom
15. Juni 2007),

Unterlagen im Ubrigen wie erteilt,

aufrecht zu erhalten.

Die Patentinhaberin fihrt aus, die D6 bzw. die D8 betrafen Bremseinheiten der
Zugtechnik bzw. der Flugzeugtechnik, bei denen nicht Bremsscheibe - Bremsbe-
lag zusammenwirkten sondern Rotorscheiben - Statorscheiben. Diese wirde der
Fachmann nicht beriicksichtigen. Bei der D6 werde von einem Fasergewebe aus-
gegangen, so dass eine isotrope Faserorientierung nicht gegeben sei, im Ubrigen
sei es fur einen Fachmann nicht naheliegend, die Dichte des Bremsbelagskorpers
vor der Silizierung hdher einzustellen als die Dichte des C/C-Vorkorpers der

Bremsscheibe.

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgende Fassung (Merkmalsgliederung ent-

sprechend der Eingabe der Einsprechenden vom 29. Juni 2007):

1.0 Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelags aus faserver-
starkter C/SiC-Keramik fir eine Bremseinheit umfassend
eine

1.1 Bremsscheibe aus faserverstarkter C/SiC-Verbundkeramik,



1.2 welche aus einem C/C-Vorkorper herstellbar ist und

1.3 deren Fasern im Wesentlichen isotrop orientiert sind, und

1.4 einem mit ihr tribologisch zusammenarbeitenden Bremsbe-
lag, wobei

1.5 der Bremsbelag aus faserverstarkter C/SiC-Verbundkeramik

1.6 mit im Wesentlichen isotrop orientierten Fasern besteht und
aus einem C/C-Vorkorper herstellbar ist,

1.7 dessen Dichte vor der Silizierung zumindest im ober-
flachennahen Bereich hoher ist als die Dichte des C/C-
Vorkorpers der Bremsscheibe,

1.8 bei dem ein Kohlenstoff-Faserkoérper mit einem bestimmten
Poren- und/oder Kapillarvolumen hergestellt wird, indem
Kohlenstofffasern mit Kohlenstoff und/oder einem Koh-
lenstoffprecursor versetzt und homogenisiert und zu einem
Formkdrper verarbeitet werden,

1.9 welcher durch Pyrolyse in einen porésen C/C-Kdrper umge-
wandelt wird, welcher wiederum mit flissigem Silizium infilt-
riert wird, so dass der Kohlenstoff zumindest im oberflachen-
nahen Bereich der Poren und Kapillaren zu Siliziumcarbid
keramisiert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.10 das offene Poren- und/oder Kapillarvolumen des C/C-Kor-
pers vor der Flussigsilizierung auf etwa 40 - 60 Vol.-% einge-
stellt wird,

1.11 wobei das Einstellen des offenen Poren- und Kapillarenvolu-
mens zumindest teilweise durch mechanisches Verdichten

des Kohlefaserkorpers erfolgt.

Auf diesen Patentanspruch 1 sind die Patentanspriiche 2 bis 6 zurlickbezogen.



Wegen deren Wortlaut und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

1. Der Senat ist fur die Entscheidung Uber den vorliegenden Einspruch nach
§ 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung i. V. m.
§ 99 Abs. 1 PatG, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und § 17 Abs. 1 GVG entsprechend
zustandig geblieben (vgl. BPatG 23 W (pat) 327/04; 23 W (pat) 313/03;
19 W (pat) 344/04).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen
Widerrufsgrund gem. 8§ 21 PatG gestutzt und damit zulassig, was von der Pa-
tentinhaberin auch nicht in Zweifel gezogen worden ist.

3. Der geltende Patentanspruch 1 setzt sich aus den Merkmalen der urspringli-
chen Anspriche 1, 4, 6 und 7 bzw. der erteilten Patentanspriche 1, 5 und 6
zusammen. Die Patentanspriiche 2 bis 6 entsprechen den urspriinglichen An-
sprichen 8 bis 12 bzw. den erteilten Patentansprichen 7 bis 11. Damit sind

die geltenden Patentanspriiche zulassig.

4. Das beanspruchte Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelags nach dem
geltenden Patentanspruch 1 ist ausfuhrbar.
In der mindlichen Verhandlung vom 14. Juni 2007 wurde erdortert, welche
Ausbildung ein hier anzusetzender Durchschnittsfachmann aufweisen muss.
Angesichts des vorliegenden Themas und der vorhandenen Problematik
wurde Einigkeit dartber erzielt, dass dabei nicht ein Fahrzeugkonstrukteur als
Bezieher vorgefertigter und auswéahlbarer Fahrzeugkomponenten gefragt ist,
sondern ein Fachmann, der sich mit der Konstruktion der Bremse respektive

mit der Konstruktion und der Materialauswahl ihrer Einzelteile befasst und be-



schaftigt und Uber eine langjahrige Erfahrung auf diesem Technikgebiet ver-
fugt. Diesbezlglich handelt es sich nach Ubereinstimmender Auffassung vor-
liegend um einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder
Werkstofftechnik mit groRer Erfahrung im Bereich der Konstruktion von Fahr-
zeugbremsen. Der Senat sieht die Kenntnisse des Fachmanns dabei als so
umfangreich an, dass weder unterschieden werden muss in einen Fachmann
fur ausschlie3lich KfZ-Bremsen oder fur ausschlie3lich Bremsen von Schie-
nenfahrzeugen, noch in einen Fachmann nur far herkdbmmliche Bremseinhei-
ten mit Metallbremsscheiben einerseits oder fur Keramikbremsscheiben ande-
rerseits. Ein, wie ausgefiihrt, akademisch vorgebildeter Fachmann, der fach-
Ubergreifend analytisch und abstrakt zu arbeiten gewohnt ist, wird sich nam-
lich jeweils auch auf dem technischen Nachbargebiet umsehen (vgl. Ttr-
schlossschalter, BGH 1994 - 1998, 197, 203) respektive einen weiteren
Fachmann (z. B. Werkstofffachmann, Chemiker) befragen und fachkundigen
Rat einholen (vgl. Borsenbiigel, BGH GRUR 1978, 37).

Ein Durchschnittsfachmann mit der oben genannten Ausbildung und Erfah-
rung ist jedoch in der Lage die vorgeschlagenen Schritte in ihrer zwangslaufig
entsprechenden Reihenfolge richtig abzuarbeiten. Wie die Einsprechende in
ihrer Eingabe vom 9. Februar 2004 (S. 2 ff.) zutreffend ausfuhrt, kennt der
Fachmann das prinzipielle Vorgehen zur Herstellung einer C/SiC-Keramik mit
den Schritten Grunling, C/C-Vorkoérper, Versetzen mit Precursor, Pyrolyse und
Infiltration. Durch das grundsatzliche Verstandnis ist ihm der Sinnzusammen-
hang der einzelnen Verfahrensschritte gelaufig, er weil3 damit auch, in welcher
Herstellungsphase z. B. ein Verdichten tberhaupt nur durchgefihrt werden
kann oder wann der Ubergang vom Faserkorper zum pordsen Korper erfolgt.
Diesbezlglich weil3 er ebenfalls notwendigerweise, in welchem Verfahrens-
stadium der vorliegende Korper, unabhangig von der jeweils angemessenen
fachlich richtigen Bezeichnung, in welcher Weise behandelt werden muss.
Daran andern auch evtl. nicht exakte Fachtermini im Anspruchswortlaut, bzw.
in der Patentschrift nichts, da es sich beim beanspruchten Verfahren um ein

im Wesentlichen Ubliches handelt und keine, einem solchen ublichen Her-



stellungsverfahren zuwiderlaufende Abfolge von Verfahrensschritten gefordert

wird, die im Endergebnis die Ausfuhrbarkeit gefahrden wiirde.

Es kann dahinstehen, ob das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Verfahren
zur Herstellung eines Bremsbelags nach Patentanspruch 1 neu ist, da es sich

dabei jedenfalls nicht um das Resultat einer erfinderischen Téatigkeit handelt.

Die mundliche Verhandlung hat tbereinstimmend ergeben, dass der Aufsatz
.Bremsscheiben aus keramischen Verbundwerkstoffen fur Schienenfahr-
zeuge“ (D6) als nachstkommender Stand der Technik anzusehen ist. Darin
offenbart ist ein

1.0 Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelags (die Verwen-
dung bei Schienenfahrzeugen als Rotor- und Statorscheiben
sind diesbezugliche Aquivalente, S. 3, 2. Abs: ,zwei Rotor-
und vier Statorscheiben®) aus faserverstarkter C/SiC-Kera-
mik fur eine Bremseinheit umfassend eine

1.1 Bremsscheibe aus faserverstarkter C/SiC-Verbundkeramik,
(S. 1, Abs. 3 und 4 ... ein Bremsenwerkstoff aus faserver-
starkter Keramik®, Uberschrift zu 2: ,Herstellung von C/C-
SiC-Bremsscheiben*.)

1.2 welche aus einem C/C-Vorkorper herstellbar ist und (S. 1,
3. Abs. ,Die Flussigsilizierung von porosen, kohlenstoffhalti-
gen Strukturen ist eine schon seit langerem bekannte Me-
thode ...")

1.3 deren Fasern im Wesentlichen isotrop orientiert sind, (S. 1,
letzte Zeile: ... werden ... auch die Verwendung von Kurz-
schnittfasern ... untersucht”) und

1.4 einem mit ihr tribologisch zusammenarbeitenden Bremsbe-
lag, (S. 3, 2. Abs.), wobei



1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

der Bremsbelag aus faserverstarkter C/SiC-Verbundkeramik
(S. 1, Uberschrift zu 2., S. 3, 2. Abs.)

mit im Wesentlichen isotrop orientierten Fasern besteht und
aus einem C/C-Vorkdrper herstellbar ist, (S. 1, letzte Zeile:
... werden ... auch die Verwendung von Kurzschnittfasern
... untersucht®)

dessen Dichte vor der Silizierung zumindest im
oberflachennahen Bereich hoher ist als die Dichte des C/C-
Vorkorpers der Bremsscheibe, (s. u., S. 4, 7. Abs. ,Der abra-
sive Verschleild lasst sich werkstoffseitig durch den Faser-
volumengehalt und den Keramikanteil beeinflussen.”)

bei dem ein Kohlenstoff-Faserkdrper mit einem bestimmten
Poren- und/oder Kapillarvolumen hergestellt wird, indem
Kohlenstofffasern mit Kohlenstoff und/oder einem Koh-
lenstoffprecursor versetzt und homogenisiert und zu einem
Formkorper verarbeitet werden, (S. 2, 1. Abs. ,wéhrend der
anschlieBenden Pyrolyse des CFK-Kdorpers ... entsteht durch
die thermolytische Zersetzung des Precursors ein C/C-Vor-
korper ...")

welcher durch Pyrolyse in einen porésen C/C-Kérper umge-
wandelt wird, welcher wiederum mit flissigem Silizium infilt-
riert wird, so dass der Kohlenstoff zumindest im oberflachen-
nahen Bereich der Poren und Kapillaren zu Siliziumcarbid
keramisiert wird, (S. 2, 2. Abs.: ... durch Kapillarkrafte das
Eindringen von flissigem Silicium. Durch die anschlieRend
ablaufende chemische Reaktion des infiltrierten Siliciums mit
dem Matrix-Kohlenstoff zu Siliciumcarbid entsteht der C/C-
SiC-Werkstoff)
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dadurch gekennzeichnet, dass

1.10 das offene Poren- und/oder Kapillarvolumen des C/C-Kor-
pers vor der Flissigsilizierung auf etwa 40 - 60 Vol.-% einge-
stellt wird (s. u.),

1.11 wobei das Einstellen des offenen Poren- und Kapillarenvolu-
mens zumindest teilweise durch mechanisches Verdichten
des Kohlefaserkérpers erfolgt (S. 1, letzter Abs.: ,im ersten
Schritt wird ein Fasergertst aus in einer Form abgelegten
Kohlenstoffgeweben mit einem kohlenstoffhaltigen Harz infilt-
riert und in der Infiltrationsform unter hohem Druck ausge-
hartet.”).

Bezulglich des Teilmerkmals 1.3 bzw. 1.6 wurde in der Verhandlung richtiger-
weise darauf verwiesen, dass bei Verwendung von Kurzschnittfasern von de-
ren im Wesentlichen isotropen Anordnung auszugehen ist, da sie nicht rich-
tungsmaRig geordnet bzw. ausgerichtet werden kénnen. In der Entgegenhal-

tung D6 wird zwar ein Verfahren zur Ablage von Fasergeweben angespro-

chen, worauf die Patentinhaberin auch hingewiesen hat; dieses ist jedoch nur
eine Mdoglichkeit, daneben wird in gleicher Gewichtung auch tber die Untersu-
chung mit Filzen und Kurzschnittfasern berichtet.

Der oben naher bezeichnete Fachmann kannte am Anmeldetag auch bereits
die grundsatzlichen Zusammenhédnge und Eigenschaften, welche das Teil-
merkmal 1.7 angibt. Zumindest hatte er Kenntnis von den Materialeigen-
schaften hinsichtlich Abrasivitéat eines C/C-Kdrpers einerseits und Keramik an-
dererseits. Gleichzeitig waren ihm auch allgemein die Flussigsilicierung, Vor-
aussetzungen hierfir und Auswirkungen davon bekannt. Wie in der D6 zu-
treffend ausgefuhrt wird, ist die Flissigsilicierung von pordsen, kohlenstoffhal-
tigen Strukturen eine schon seit langerem bekannte Methode (S. 1, 6. Abs.).
Dabei missen nicht die tribologischen Eigenschaften zweier im Sinne von
Bremsscheibe/Bremsbelag zusammenarbeitender C/C-SiC-Keramiken be-

kannt gewesen sein, wie es die Patentinhaberin auch in der Verhandlung in
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Abrede gestellt hat. Aber bereits aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung
ist davon auszugehen, dass es vor Einfliihrung eines neuen Bremsenelements
zahlreiche Versuche gab, in denen dessen Materialeigenschaft intensiv ge-
testet wurde. Der kurze Hinweis in der D6 (S. 4, 7. Abs. ,Der abrasive Ver-
schleil3 lasst sich werkstoffseitig durch den Faservolumengehalt und den Ke-
ramikanteil beeinflussen.”) lasst auch darauf schlie3en, dass in diesem Fach-
artikel davon ausgegangen wird, der angesprochene Fachmann kénne seine
Schlisse aus dieser insgesamt knappen Information bereits ziehen, andern-
falls hatte eine umfangreichere Erklarung folgen mussen. Fur den Fall, dass
es sich bei Abfassung des Artikels allerdings noch um ein neues, spezifisches
know-how gehandelt hatte oder das Entwicklungsstadium noch nicht abge-
schlossen gewesen waére, ist davon auszugehen, dass ein Verweis darauf
ganzlich unterlassen worden ware. Mit anderen Worten, der Fachmann
wusste am Anmeldetag des Streitpatents, ein niedriger Siliciumanteil, daraus
resultierend ein niedriger Keramikanteil, flhrt zu einer hohen Abrasivitat und
umgekehrt. Gleichzeitig ist es dem Allgemeinwissen zuzurechnen, dass
Bremsscheiben verschlei3resistenter ausgebildet werden im Vergleich zu
Bremsbelagen.

Die im Teilmerkmal 1.10 angegebene Groéf3e, wonach das Poren- und/oder
Kapillarvolumen des C/C-Korpers vor der Flussigsilizierung auf etwa 40-60
Vol.-% eingestellt wird, mag sich aus verschiedenen Angaben aus der D6 oder
der D9 zurtickrechnen lassen. Der angegebene Wert ist jedoch als eine reine
Bemessung anzusehen, der sich im Rahmen von Versuchen als vorteilhaftes
Resultat einstellt.

Insgesamt ist damit ein hier anzusetzender Fachmann aufgrund seiner Fach-
kenntnisse und der Lehre, die er aus der Entgegenhaltung D6 erhalt, in der
Lage, ein Verfahren mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1

vorzusehen, ohne dabei erfinderisch tatig werden zu mussen.
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Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher nicht patentfahig.

Hiermit haben zwingend auch die rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 6
keinen Bestand, da sie zusammen mit dem Patentanspruch 1 Gegenstand
desselben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne
eigene Prufung das Rechtsschicksal des nicht bestandsfahigen Anspruchs 1
teilen (vgl. BGH GRUR 1980, 716 Schlackenbad i. V. m. BIPMZ 1989, 103
Verschlussvorrichtung fur Giel3kannen).

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

gez.

Unterschriften



